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1985~2022: 82 000 actions acceptées et /7 000 conclues

Nombre d'actions en Nombre d'actions en
invalidation acceptées par la invalidation conclues par la
CNIPA CNIPA
N BR mEm MU mmmDesigh —>Total N BR mmm MU mmmDesigh —>Total

7879
7628

2020 2021 2022 2020 2021

Source: CNIPA
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Délai moyen d'examen d'une action en Répartition des résultats
invalidation (mois) d'invalidation 2020-2022
(pourcentage moyen)
2022 _ Source: CNIPA W invalidé intégralement M invalidé partiellement
H maintenu

2021 |
2020 | ——

5.6 5.7 5.8 5.9 6

Nbr. d’actions en invalidation vs. délai d’examen
en 2021 (mois)
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Source: https://zhuanlan.zhihu.com/p/464960658
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L Pour un brevet d’invention chinois (BR) ’

Possible de
déposer une

Dépﬁt Examen de actionen
fond invalidation

Publication Dellivrance
Examen de J et Expiration
forme Possible de publication (20 ans)

déposer des
observations
de tiers

il



o/ m

< RINAIIRFIR Procédure et colt

!!!!!!!!!!!

[ Pour un brevet de modele d’utilité chinois (MU) ’

Examen de forme et de P'ossible de
fond (nouveauté et depo.ser une

Z A activité inventive action en
Dep0t invalidation

manifestes)

Délivrance
et Expiration
publication (10 ans)

il
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Article 45 : A compter de la date & laquelle la CNIPA publie la mention de la délivrance
d’un brevet, toute entité qui considere que la délivrance du brevet n'est pas conforme

aux dispositions pertinentes de la présente loi peut demander a la CNIPA de déclarer
que ce brevet est invalide.

Article 45 de la loi des

7 brevets
Quand? Qui peut? Aupres de qui ? Quels brevets?
Quiconque (y Le département Brevets” délivrés, y

Apres la compris le titulaire de réexamen et compris ceux déja ,
lUi-méme mais avec expirés, abandonnés*

: d'invalidation de et partiellement
contraintes ) invalidé
la CNIPA invatides

délivrance

#. BR, MU et Design (dessin et modele)
*: sauf ceux abandonnés depuis le début
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e
Dépot de la Le demandeur a un mois : Appel devant le :
requéte en pour completer les motifs et ; tribunal de Pldela 1
invalidation les preuves avec des : Cour supréme :

exceptions 1

\ 4

I Appel devant la Cour !
| . |
L _ dePlde Pekin _ _;

Examen de forme

Défaut de
forme?

Non

A
.
>

Décision rendue

o

ere . I
Notification . | '
d’ tation et Reponse Examen | Procédure
accep | ) du . ) .
transmission des . de fond , orale !
titulaire l
I

documents au titulaire




o/ =

< RN AIRFIR Procédure et colt

EBoA SUYSIOL-MUEE V)

_ Taxe officielle Honoraires

Brevet d’invention 3000 RMB 50K~150K RMB

Modele d’utilité 1500 RMB 50K~150K RMB

. Dessin et modele 1500 RMB 30K~100K RMB

Taxe a payer dans le mois suivant
le dépobt de la requéte en
invalidation

4
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Le brevet CN le plus solide : un MU

(Dispositif intégré pour prendre un selfie
(CN204119349U)

BN/ TP 2014205227290

16) s \ RO REN RF I8
,p (12) T AR & M @
e Meédaille d'or du _ NS o ot

10 brevet chinois
* Toujours en
vigueur apres

30 actions “ |

d'invalidation owe

i?,
L

Il H'HHH
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[ Regle 65 des regles d’application de la loi des brevets }
N° | Base légale Motif d’invalidation
1 Art. 2 N’est pas conforme a la définition de BR, MU et
Design
11 2 Art. 5 Violation de la loi, de la morale sociale et atteinte a

I'intérét public

Art. 9 Double patenting

4 Art.19 (ex Art. 20.1) | Pas d’autorisation de dépoét a I'étranger

5 Art. 22 Manque de nouveauté, d’activité inventive ou non
susceptible d'application industrielle (BR, MU)

6 Art. 23 Manque de “nouveauté”, d’”activité inventive” ou

conflit de droit (Design)
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Motifs d’invalidation
E =
Regle 65 des régles d’application de la loi des brevets }
N° Base légale | Motif d’invalidation
7 Art.25 Objets exclus de brevetabilité
8 Art. 26.3 Insuffisance de description
9 Art. 26.4 Manque de support dans la description ou pb. de clarté
10 Art. 27.2 Design pas clairement illustré sur les vues
11 Art. 33 Au-dela du contenu initial
12 Regle 20.2 Manque de caractéristique essentielle
13 Regle 43.1 Au-dela du contenu initial pour une demande
divisionnaire

Attention: le manque d’unité n’est pas un
motif d’invalidation mais un motif de rejet

|



24

< RN AR IR Motifs d’invalidation

EBoA SUYSIVL-MUEE VISR

E =
Motifs pour MU intégralement invalidé en 2021
A RIA20.2 G55 2
ESEN | 1 Motif ayant les plus de chances de succes :
222 FH W 31 Manque d’activité inventive
A22.3 BB 1 e ———e
A Wie \22.3 : I 136 —
A2t A p Motifs pour BR intégralement invalidé en 2021
13 A2¢ A22 1 s 2 b
A26.47 % {4F0A22.3¢ 1 317 REH 1
A26.3 e 1 15 ) " -
A2 1
A26.4 A E55 20 |1 | ! ! | | | |8 a8 e
A26.4 57 5 PEla s Siliet oo IR
} 1
0 100 200 300 400 500 600 700 B00 900
: |
\ % A26.44 % 1
i R7
1 . 10
¢ . B8

Source: https://zhuanlan.zhihu.com/p/464960658
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Motifs d’invalidation

Art. 19 de la loi des brevets: Toute entité qui dépose une
demande de brevet dans un pays étranger pour une
invention ou un modeéle d'utilité réalisé en Chine doit la
soumettre a l'avance a la CNIPA pour un examen de
confidentialité.

14

Décision d’invalidation n° 55586 de la CNIPA (9 mai 2022)

Priorité non valide
car MU1 n'est pas
un premier dépot

us MU1 /
' Prnorte

o 0

MU2 invalidé
pour non dépot
d’examen de

2
confidentialité
aupres de la
5 CNIPA

Demande Dépél
provisoire US MU1 en Chine
20/12/2016 10/01/2017
(NB : Solutions techniques identigues, ie. US = MU1 =

Dépét MU2

v

|
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Art. 22.2 de la loi des brevets : critere de nouveauté pour
BR et MU

* Critere absolu: |'état de la technique = technologie connue (sous
forme de publication, d’uage, etc.) du public en Chine ou a
I'étranger avant la date de dépo6t(=date de priorité) du brevet en

uestion

15 a

 Demande intercalaire = demande CN déposée avant la date de
dépot (=date de priorité) du brevet en question et publiée apres
cette méme date

| % B
Art. 22.3 de la loi des brevets :
critere d’activité inventive pour =1
BR et MU =l "
* Critére moins élevé pour MU ® r)

¥ - - .
que pour BR IO ﬁ
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Art. 26.3 de la loi des brevets : la description [d’une
demande de brevet] doit donner une description claire et
complete de l'invention ou du modele d'utilité, de maniere
que ’'homme du métier puisse la réaliser...

16 Affaire : Cour supréme Xingtizi No. 8 (2014) - Un systeme de chatbot
* Trois criteres a remplir pour répondre aux exigences de I'Art. 26.3
1/ |la solution technique per se est-elle réalisable ?

2/ la solution peut-elle résoudre le probléeme technique annoncé ?

3/ la solution peut-elle effectivement procurer 'effet technique ?

* |l faut faire une distinction entre caractéristique divulguée par |'art
antérieur (pas besoin de |la détailler) et caractéristique distinctive

(qu’il faut détailler)
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Art. 26.4 de la loi des brevets : Les revendications doivent
étre fondées sur la description et limiter clairement et
brievement ['étendue de la protection conférée par le
brevet.

Affaire : Décision de réexamen du brevet n® 82003

Le probleme technique a résoudre par la présente demande est de fournir
une composition injectable pour la libération retardée d'aripiprazole, ......
Etant donné que la description de la présente demande ne donne qu'un
seul mode de réalisation avec des données expérimentales corroborantes,
I’homme du metier ne peut pas obtenir les solutions techniques de la
revendication 1 en généralisant celle divulguée dans la description, et ne
peut pas prévoir que toutes les solutions techniques couvertes par la
revendication 1 peuvent résoudre le probleme technique a résoudre par la
présente demande et procurer les effets techniques décrits. La
revendication 1 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 26(4) de la
Loi sur les brevets.

17
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Art. 33 de la loi des brevets : Le déposant peut apporter
des modifications a sa demande de brevet, mais les
modifications apportées a une demande de brevet
d'invention ou de modele d'utilité ne doivent pas dépasser
la portée indiquée dans la description et les revendications
18 Initiaux ....

Regle 43 Une demande divisionnaire déposée conformément
aux dispositions de l'article 42 du présent reglement peut
conserver la date de la demande initiale et, si elle bénéficie
d'une priorité, la date de cette priorité, a condition qu'elle ne
dépasse pas la portée indiquée dans la demande initiale.

-
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EBoA SUYSIVL-MUEE VISR

Regle 20.2 : La revendication indépendante doit refléter la
solution technique de l'invention ou du modéle d'utilité
dans son ensemble et indiquer les caractéristiques
techniques essentielles pour résoudre le probleme

technigue.
19

Affaire : Cour supréme (2014) Xingtizi No. 11
Par conséquent, s’il est clairement indiqué dans la description que la solution
technique brevetée peut résoudre simultanément plusieurs problemes techniques, la
revendication indépendante doit comporter des caractéristiques techniques
essentielles pour résoudre simultanément chaque probléeme technique. ...... Selon la
description du brevet en question, ce dernier doit résoudre simultanément les quatre
problemes techniques, a savoir ”la fiabilité de la transmission, la vitesse de
transmission, la réduction de l'espace et la réduction des colts. La revendication
indépendante 1 doit donc contenir les caractéristiques essentielles pour résoudre
simultanément les quatre problémes techniques susmentionnés.
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Le titulaire ne peut modifier que les revendications durant une action en nullité

Principes a respecter

0 Gy 2

Les objets des revendications La portée de protection du
initiales ne peuvent pas étre brevet initial ne doit pas étre
modifiés. Produit—>procédé? élargie.
_ J \_ J
[ En général, les caracteristiques
Il ne faut pas aller au-dela du ne figurant pas dans les
contenu initial. revendications délivrées ne
L ) doivent pas étre ajoutées.

-
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Suppression de

revendication % € Sl:lppressm.n de
Manieres solution technique

autorisées de
modifier les
revendications

Limitation de % 03 4 Correction

Y ” )
revendication d’erreur évidente

Ajoutés lors de la revision des
directives d’examen de brevets
en 2017

il
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Attention au principe d’estoppel!

Article 6 de |I'“Interprétation de la Cour populaire supréme sur
plusieurs questions concernant I'application de la loi dans les
proces de litiges en contrefacon de brevet”

22 Le tribunal populaire ne soutient pas le comportement suivant :
une solution technique abandonnée par le demandeur de
brevet ou le breveté, au moyen de modifications des
revendications ou de la description ou bien d’observations
déposées au cours de la procédure de délivrance ou
d’invalidation du brevet, est a nouveau incluse par le breveté
dans l'étendue de la protection du droit de brevet dans un
litige en contrefacon de brevet.

Une action en invalidation est souvent liée

a un litige en contrefacon de brevet ! ‘M
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-] 2

7000~8000 actions en invalidation de le délai moyen d'examen d'une action
brevets traitées par an de 2020 a 2022 d'invalidation est de 5.7 mois en 2022,
par la CNIPA, dont 23% BR, 45% MU et la plupart 578 mois

.| 35% Designh en moyenne

de 2020 a 2022, en moyenne, ~40% une action en invalidation d’un brevet
des BR et ¥60% des MU faisant 'objet " peut étre lancée par quiconque

d’une action en invalidation invalidés aupres de la CNIPA aprés la délivrance
intégralement ou partiellement du brevet (BR, MU, Design)

I e
il
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codts : taxe officielle (1,5K ou 13 motifs d’invalidations (manque
3KRMB) + honoraires (30K~150K d’unité n’en fait pas partie)

.| RMB) PN

"3:5;5;5:;:;:;:;:;55:3"' le titulaire doit faire attention au
contraintes imposées aux " principe d’estoppel, notamment
amendements du brevet quand il a engagé ou prévoit

d’engager un litige en contrefacon de
brevet

7 ] 8

il



24

ZIANMIRFIX

EBoA SUYSIVL-MUEE VISR

Merci de votre attention !
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